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searchable claims. 

2. Q AsaUsearcriablecIaimscouldb^ 

of any additional fee. 

3. H] As only some of therequired additional search fees were timety paid by the apphcant, tms 
— covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 



4. ri No required additional search fees were timely paid by the applicant Consequently, this international search report is 
1 — 1 restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. : 



Remark on Protest Th e additional search fees were accompanied by the applicant ' s protest. 

p ro test accoinpanied the payment of additional search fees. 
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The current Claims 13 to 23 concern pharmaceutical preparations each 
characterized by a desirable characteristic or property, namely the inhibition 
of DP IV enzyme activity together with the inhibition of APN, APP, ACE or 
POP (PEP) enzyme activity. 

Therefore the claims include all the preparations that display this 
characteristic or property, whereas the description of the application, within 
the meaning of PCT Article 5, supports only a limited number of these 
preparations. In the present case the claims lack the proper support and the 
application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears 
impossible to cany out a meaningful search covering the entire range of 
protection sought. Nevertheless, the claims also lack the requisite clarity 
under PCT Article 6 since they attempt to define the compound by the result 
to be achieved in each case. This lack of clarity is also such that a 
meaningful search covering the entire range of protection sought is 
impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims that 
appeared to be clear, supported and disclosed in the above sense, that is, the 
parts concerning the' combinations specified in the description; see the 
examples in particular. 

It should be noted with respect to dependent Claims 15 to 23 that the use of 
the term "preferably" is not restrictive. 

The applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions 
in respect of which no international search report has been established need 
not be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 
66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority 
the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subjects 
that have not been searched. This also applies to cases where the claims 

were amended after receipt of the international search report (PC I Article 
19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure 
under PCT Chapter II. 
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie 0 


Bazelchnung der Verdffentlichung. soweti ertorderlich unter Angabe der In BelracM kommenden Telle 


Belr. Anspruch Nr. 



X,P 



WO 01 89569 A (ANSORGE SIEGFRIED ;ARNDT 
MARCO (DE); LENDECKEL UWE (DE); NEUBERT K) 
29. November 2001 (2001-11-29) 
das ganze Dokument 

AUGUSTYNS K ET AL: "THE UNIQUE PROPERTIES 
OF DIPEPTIDYL-PEPTIDASE IV (DPP IV/CD26) 
AND THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF DPP IV 
INHIBITORS" 

CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY, BENTHAM 

SCIENCE PUBLISHERS BV, BE, 

Bd. 6, Nr. 4, 1999, Seiten 311-327, 
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ISSN: 0929-8673 
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Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 



GemaB Artikel I7(2)a) wurde aus folgenden GrQnden fur bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstellt: 

1. [7] Anspriiche Nr. 1-12 

weil sie sich auf GegenstSnde beziehen, zu deren Recherche die BehoYde nicht verpflichtet ist, namlich 

Regel 39. 1(1 v) PCT - Verfahren zur therapeutischen Behandlung des 
menschlichen Oder tierischen Korpers 

2. HQ Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daft eine sinnvoile intemationaie Recherche nicht durchgeluhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. n Anspriiche Nr. 

weil es sich dabei urn abhangige Anspruche handeit, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Ertindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale Recherchenbehcrde hat festgestellt, dafi dese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthait: 



1. I I Da der Anmelder aile erforderllchen zusatzilchen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 — 1 Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

2 [~n Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgetuhrt werden konnte, der eine 
' — 1 zusatziiche Recherchengebuhr gerechtfertlgt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen GebtJhr aufgefordert. 



3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I — 1 Internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fOr die GebOhren entrichtet worden sind. namlich auf die 
Anspriiche Nr. 



4. Pj Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese Ist in folgenden AnsprOchen er- 
faftt: 



Bemerkungen hinsichtlich eines Wlderspruch a j^J Die zusatzlichen Gebiihren wurden vom Anmelder unter Wlderspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatzlicher RecherchengebOhren ertolgte ohne Wlderspruch. 



Formblatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juli 1998) 



lntemattona!esAktenzeichenPCT£P 01 A5199 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 



Die geltenden PatentansprQche 13-23 bezlehen s1ch auf pharmazeutische 
Zubereltungen, Jewells charakterisiert durch eine erstrebenswerte 
E1genhe1t Oder Eigenschaft, namlich die Hemmung der OP IV-Enzymakt1vit5t 
in Komblnation mit der Hemmung der APN-, der APP-, der ACE-, der POP 
(PEP)-Enzymaktivitat. 

Die PatentansprQche umfassen daher alle Zubereitungen, die diese 
Eigenheit Oder Elgenschaft aufwelsen, wohlngegen die Patentanmeldung 
Stutze durch die Beschrelbung 1m Sinne von Art. 5 PCT nur fur eine 
begrenzte Zahl solcher Zubereltungen Hefert. Im vorllegenden Fall fehlen 
den Patentanspruchen die entsprechende Stutze bzw. der Patentanmeldung 
die notlge Offenbarung in elnem solchen MaBe, da8 eine slnnvolle 
Recherche Ober den gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich 
erscheint. Desungeachtet fehlt den PatentansprQchen auch die in Art. 6 
PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Verbindung 
uber das jeweils erstrebte Ergebnls zu deflnieren. Auch dieser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine slnnvolle Recherche uber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Telle der PatentansprQche gerichtet, welche 1m o.a. 
Sinne als klar, gestutzt oder offenbart erscheinen, namlich die Telle 
betreffend die Komb1nat1onen, die in der Beschreibung spezifiert werden, 
slehe insbesondere Beispiele. 

Bezuglich der abhangigen Anspruche 15-23 1st anzumerken, dass die 
Verwendung des Terminus "bevorzugt" bzw. "vorzugswelse" nicht limltierend 
ist. 

Der Anmelder wird darauf hlngewiesen, daB PatentansprQche, Oder Telle von 
PatentansprOchen, auf Erflndungen, fur die kein Internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer 
international vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der international vorlaufigen Prufung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel kelne vorlaufige 
Prufung fur Gegenstande durchfuhren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die PatentansprQche nach Erhalt des 
international Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue PatentansprQche vorlegt. 
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